GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 


COUR ADMINISTRATIVE 


Numero du role : 33148C 

Inscrit le 31 juillet 2013 


Audience publique du 30 iuillet 2014 


Appel forme par 

I’Etat du Grand-Duche de Luxembourg 
contre 

un jugement du tribunal administratif du 27 juin 2013 (n° 30215 du role) 

dans un litige I’opposant a 

la societe 

en matiere d’impdts 


Vu l’acte d’appel, inscrit sous le numero 33148C du role, depose au greffe de la Cour 
administrative le 31 juillet 2013 par Madame le delegue du gouvernement Betty SANDT 
pour compte de l’Etat du Grand-Duche du Luxembourg, sur base d’un mandat afferent lui 
confere par le ministre des Finances le 10 juillet 2013, dirige contre un jugement rendu par le 
tribunal administratif du Grand-Duche de Luxembourg le 27 juin 2013, par lequel ledit 
tribunal a rcyu en la forme et declare justifie le recours principal en reformation introduit par 
la societe anonyme ..., etablie et ayant son siege social a L-..., et dirige contre les bulletins 
de l’impot sur le revenu des collectivites des annees 2008 et 2009, ainsi que les bulletins de 
l’impot commercial communal des annees 2008 et 2009, tous emis a son egard le l er juin 
2011 par le bureau d’imposition Societes 2 de 1’ administration des Contributions directes ; 

Vu le memoire en reponse depose au greffe de la Cour administrative le 15 octobre 
2013 par Maitre Jean-Pierre WINANDY, avocat a la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des 
avocats a Luxembourg, pour compte de la societe ; 

Vu le memoire en replique depose au greffe de la Cour administrative le 15 
novembre 2013 par Madame le delegue du gouvernement Betty SANDT pour compte de 
l’Etat du Grand-Duche du Luxembourg ; 

Vu le memoire en duplique depose au greffe de la Cour administrative le 16 
decembre 2013 par Maitre Jean-Pierre WINANDY pour compte de la societe ... ; 

Vu les pieces versees en cause et notamment le jugement entrepris ; 
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Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maitre Nadege LE GOUELLEC, en 
remplacement de Maitre Jean-Pierre WINANDY, et Madame le delegue du gouvernement 
Betty SANDT en leurs plaidoiries respectives a l’audience publique du 14 janvier 2014. 


Le l er juin 2011, le bureau d’imposition Societes 2 de 1’ administration des 
Contributions directes, designe ci-apres par le « bureau d’imposition », emit a l’egard de la 
societe anonyme ..., designee ci-apres par la « ...», les bulletins de l’impot sur le revenu des 
collectivites, ainsi que les bulletins de l’impot commercial communal concernant les annees 
2008 et 2009. 

Par courrier de son mandataire du 2 aout 2011, la ...fit introduire une reclamation 
aupres du directeur de 1’ administration des Contributions directes, designe ci-apres par le 
« directeur », a l’encontre des bulletins d’impot precites. 

Cette reclamation etant restee sans reponse de la part du directeur, la ...deposa en date 
du 3 avril 2012 au greffe du tribunal administratif un recours tendant principalement a la 
reformation et subsidiairement a l’annulation des bulletins de l’impot sur le revenu des 
collectivites, ainsi que des bulletins de l’impot commercial communal des annees 2008 et 
2009, tous emis le l er juin 2011. 

Dans son jugement du 27 juin 2013, le tribunal administratif regut le recours 
principal en reformation en la forme, au fond, le declara justifie, partant, par reformation des 
bulletins entrepris, dit que la ...pouvait beneficier, en application de Particle 50 bis de la loi 
modi lice du 4 decembre 1967 concernant l’impot sur revenu, en abrege « LIR », de 
P exoneration a hauteur de 80% du montant net positif des revenus pergus de la part de la 
societe anonyme de droit beige ... a titre de remuneration pour l’usage de la marque de 
commerce ..., pour les annees 2008 et 2009, renvoya le dossier en prosecution de cause au 
bureau, dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation, rejeta la 
demande tendant a l’allocation d’une indemnite de procedure d’un montant de 2.000 euros 
formulee par la ...et condamna l’Etat aux frais. 

Par requete deposee au greffe de la Cour administrative le 3 1 juillet 2013, l’Etat a fait 
regulierement relever appel de ce jugement du 27 juin 2013. 

A l’appui de son appel, l’Etat soutient en premier lieu que le tribunal aurait estime a 
tort que les conditions de Particle 50 bis (4) LIR seraient reunies en l’espece et plus 
particulierement que la « constitution du droit » serait a determiner sur base de la seule date 
juridique d’acquisition du droit exclusif de protection, en l’occurrence les deux dates 
respectives de depot des demandes d’enregistrement des 5 fevrier et 24 juin 2008, en faisant 
abstraction de la date effective de constitution du droit qui serait en l’espece anterieure au 31 
decembre 2007. Ce faisant, le tribunal aurait fonde son jugement exclusivement sur un 
critere juridique de formalisation du droit, alors que cependant le texte de Particle 50 bis LIR 
ne contiendrait pas un tel critere et qu’il se refererait uniquement a la « constitution du 
droit » sans retenir un critere exclusivement juridique tenant a la date d’acquisition de la 
protection exclusive qui serait a prendre en consideration pour determiner une telle epoque. 

Tout en admettant que la date juridique de constitution et la date effective de 
constitution coincident souvent, l’Etat estime que tel ne serait pas toujours le cas, comine en 
l’espece, et que la circulaire LIR n° 50/As7l du directeur du 5 mars 2009, ci-apres designee 
par la « circulaire 50bis/l », tiendrait simplement compte des differentes circonstances telles 
qu’elles pourraient se presenter dans la realite sans depasser le texte legaP Ainsi, la circulaire 
50bis/\ partirait du cas general a la fois de l’enregistrement des marques, dessins et modeles 
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des leur creation pour empecher leur utilisation par autrui et de la prise en compte de la date 
du depot de la demande d’enregistrement comine date de constitution, mais rendrait 
egalement attentif aux autres situations pouvant se presenter, dont notamment celles 
d’entreprises ayant cree des marques dont elles font usage pour commercialiser leurs 
produits ou services, mais pour lesquelles elles n’ont pas procede aux formalites de depot et 
d’enregistrement, et la circulaire citerait le cas de la marque notoire comine exemple d’une 
telle situation. Cependant, le cas de la marque notoire ne serait vise par cette circulaire que 
comme un exemple de cas d ’utilisation d’une marque non enregistree et non pas comme seul 
cas. Or, en l’espece, l’intimee aurait fait une utilisation effective et durant de longues annees 
de la marque non notoire en cause en ayant commercialise ses produits sous le couvert de 
ladite marque avant d’accomplir les formalites du depot officiel de la marque. Dans ces 
conditions, la date effective de constitution de la marque ... ne se confondrait pas avec les 
dates respectives de depot des demandes d’enregistrement des 5 fevrier et 24 juin 2008, de 
maniere que la condition du n° 1 de l’article 50 bis (4) LIR ne serait pas remplie. Le tribunal 
aurait egalement releve cette distinction entre la creation et l’enregistrement d’une marque, 
mais n’auraient pas tire les consequences legales de ce constat. 

L’Etat considere encore que l’analyse du tribunal suivant laquelle la date de 
constitution d’une marque serait a interpreter en fonction de la seule date juridique 
d’enregistrement ne se degagerait pas non plus de la ratio legis de l’article 50 bis LIR. Ainsi, 
les travaux parlementaires ne comporteraient aucune indication dans le sens de vouloir 
inclure dans le champ de l’article 50 bis LIR des marques constitutes avant le l er janvier 
2008 et dont la seule formalisation est posterieure a cette date, mais feraient ressortir que 
l’objectif du legislateur aurait consiste dans la promotion de la creation d’une chaine de 
valeur a trois stades, a savoir la creation, la protection et 1’ exploitation. Etant donne que la 
creation constituerait le premier element de cette chaine de valeur, il faudrait conclure qu’il 
importait au legislateur d’exclure de l’application de l’article 50 bis LIR non seulement les 
contribuables ayant cree et formalise leur droit avant le 31 decembre 2007, mais egalement 
ceux ayant commercialise de longue date leurs produits sous une marque, partant constitute 
effectivement avant le l er janvier 2008, et formalisee seulement apres cette date butoir. En 
l’espece, le bien incorporel de commercialisation que representerait la marque ... aurait ete 
cree et utilise de longue date, de maniere que sa creation effective et la constitution de la 
valeur lui rattachable auraient eu lieu avant le l er janvier 2008 et que la prise en compte de la 
seule date de la formalisation juridique reviendrait a meconnaitre la volonte du legislateur. 

L’Etat critique egalement le tribunal pour s’etre fonde sur l’article 2.2. de la 
Convention Benelux en matiere de propriete intellectuelle, signee a La Haye le 25 fevrier 
2005, ci-apres designee par la « Convention Benelux », pour fonder sa conclusion que le seul 
moment de la formalisation du droit serait decisif pour la determination du moment de la 
constitution de la marque au sens de l’article 50 bis LIR, l’Etat rappelant qu’il n’aurait 
mentionne cette Convention qu’a titre accessoire en premiere instance pour mettre en 
exergue que les developpements de la ... relatifs a la marque notoire seraient sans pertinence. 
II reitere sa position que le bureau d’imposition n’aurait pas invoque le fait que la marque ... 
serait a qualifier comme notoire, mais se serait fonde sur la consideration que la date 
effective de la constitution de cette marque se situerait avant le l er janvier 2008. L’Etat 
releve que la Convention Benelux apporterait dans son article 2.4 deux exceptions au 
principe de 1’ acquisition du droit exclusif a la marque par l’enregistrement du premier depot, 
a savoir celle de l’usage anterieur d’une marque notoire et celle de l’usage anterieur de 
bonne foi d’une marque susceptible d’etre connue du deposant, de maniere qu’elle 
reconnaitrait cet usage anterieur de bonne foi d’une marque non notoire comme exception au 
principe precite et que le tribunal aurait a tort fait abstraction de cette seconde exception. Au 
vu de l’usage de longue date avant la date d’enregistrement tel qu’il aurait eu lieu en 


3 



l’espece, il faudrait partant conclure a la constitution de la marque ... bien avant le l er janvier 
2008. 


Finalement, l’Etat reproche au tribunal d’avoir fait abstraction du principe de 
1’ appreciation selon des criteres economiques des faits et actes juridiques du contribuable. 
Or, l’intimee aurait fait un usage de longue date de la marque ..., de maniere qu’elle devrait 
etre qualifiee de « Eigenbesitzer » de cette marque au sens du § 1 1 (4) de la loi d’adaptation 
fiscale du 16 octobre 1934, appelee « Steueranpassungsgesetz », en abrege « StAnpG », 
avant d’avoir precede a la formalite de son enregistrement. En outre, il faudrait tenir compte 
des circonstances du contrat de licence conclu entre l’intimee et sa filiale beige, ce contrat 
ayant ete signe trois jours apres 1’ enregistrement de la marque en cause et la filiale ayant ete 
disposee a payer un certain prix des la conclusion du contrat et des redevances annuelles 
pour la concession de l’usage d’une marque venant d’etre creee juridiquement. Dans la 
mesure ou un droit de marque ne porterait, contrairement a un brevet, que sur un droit 
exclusif de reproduction d’un signe et concourrait a 1’ exploitation commerciale d’un produit 
ou service, seule la consideration que la constitution effective de la marque aurait eu lieu 
depuis un certain laps de temps et que des produits ou services ont deja ete commercialises 
sous ce couvert pourrait representer une explication de la date rapprochee de la conclusion 
du contrat de licence et des niveaux de redevances que la filiale etait disposee a payer. 

La ...rappelle d’abord qu’elle serait active dans le domaine de la commercialisation 
de metaux et qu’elle serait une societe-soeur de la societe de droit beige ..., ci-apres designee 
par la « ... », les deux etant detenues par la societe de droit luxembourgeois .... Elle expose 
qu’elle acquerait les matieres necessaries a la fabrication de lingots de zinc pour les vendre a 
la ... qui produirait les lingots de zinc. Cette derniere vendrait ensuite les lingots produits a la 
...qui, elle, les commercialiserait aupres de tiers. Afin de demontrer la realite economique de 
ces operations, elle soumet en cause un tableau comportant une ventilation de son chiffre 
d’affaires selon les differentes etapes. 

La ... affirme que, contrairement aux allegations de l’Etat, elle n’ aurait pas 
commercialise ses produits sous la marque ..., etant entendu qu’avant 1’ enregistrement de 
cette derniere, cette designation aurait uniquement fait partie de sa denomination sociale et 
que ce ne serait que suite a 1’ enregistrement de la marque ... et la mise en place du contrat de 
licence que le nom ... aurait ete utilise comme marque notamment sur les lingots produits par 
la ... et vendus par elle-meme. 

En droit, la ... estime que le tribunal aurait admis a bon droit comme seul critere pour 
la constitution de la marque la date de son enregistrement et que la doctrine rejoindrait cette 
analyse dans la mesure ou il est considere qu’a defaut de depot, il n’existerait aucun droit sur 
une marque et ou le depot et 1’ enregistrement de la marque sont, sauf pour une marque 
notoire, une condition indispensable pour beneficier du droit exclusif. Elle estime que la 
circulaire n° 50bis/l, si elle devait etre consideree comme faisant reference a d’autres cas 
d’ exception que la marque notoire, ajouterait une condition a la loi dans la mesure ou 
l’article 5 Ob is LIR aurait vocation a s’appliquer a tous les droits de propriete intellectuelle 
constitues ou acquis apres l’annee 2007 et ou la commercialisation n’aurait aucune influence 
sur la creation du droit de propriete intellectuelle. 


L’article 50 bis LIR dispose comme suit dans ses paragraphes (1) et (4) : 

« ( I) Les revenus pergus a titre de remuneration pour I ’usage ou la concession de 
V usage d’un droit d ’auteur sur des logiciels informatiques, d’un brevet, d’une marque de 
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fabrique ou de commerce, «d’un nom de domaine», d’un dessin ou d’un modele sont 
exoneres a hauteur de 80% de leur montant net positif. Est a considerer comme revenu net, 
le revenu brut diminue des depenses en relation economique directe avec ce revenu, y 
compris I’amortissement annuel ainsi que, le cas echeant, une deduction operee pour 
depreciation. (...) 

(4) L ’application des alineas 1 a 3 du present article est soumise aux conditions 
suivantes: 

1. le droit doit avoir ete constitue ou acquis apres le 31 decembre 2007; 

2. les depenses, amortissements et deductions pour depreciation en rapport avec le 
droit sont a porter a I ’actif du bilan du contribuable et a integrer dans le resultat au titre du 
premier exercice pour lequel l ’ application des dispositions des alineas susvises entre en 
ligne de compte pour autant que pour un exercice donne ces frais out depasse les revenus en 
rapport avec ce meme droit. (...) ». 

Comme les premiers juges l’ont retenu a bon droit, [’exoneration fiscale de 80% du 
montant net positif des revenus percus a titre de remuneration pour l’usage ou la concession 
de l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce prevue par l’article 5 Ob is (1) LIR, est 
subordonnee par l’article 50 bis (4) LIR notamment a la condition que la marque ait ete 
constitute ou acquise apres le 31 decembre 2007, sans que cette disposition precise 
autrement a partir de quel moment une marque est a considerer comme constitute. 

L’article 50 bis (1) LIR ne dtfinit cependant pas plus loin la notion de la « marque de 
fabrique ou de commerce », mais les travaux parlementaires relatifs a la loi du 21 dtcembre 
2007, 1. portant modification - de la loi modi lice du 4 decembre 1967 concemant l’impot 
sur le revenu; - de la loi modifite du l er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives 
aux impots directs; - de la loi modifiee du 30 juin 1976 portant 1. creation d’un fonds pour 
l’emploi; 2. reglementation de l’octroi des indemnites de chomage complet; - de la loi 
modifiee d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934; 2. portant introduction de la loi concernant 
le boni pour enfant; 3. portant modification de la loi modifite du 12 ftvrier 1979 concernant 
la taxe sur la valeur ajoutte; 4. portant modification de la loi modifite du 4 avril 1924 
portant creation de Chambres professionnelles a base tlective; 5. portant modification de 
l’arrete grand-ducal modifit du 8 octobre 1945 portant rtorganisation du statut de la 
Chambre des Artisans, ci-apres dtsignte par la « loi du 21 decembre 2007 », ayant introduit 
l’article 50 bis dans la LIR, renseignent que la « definition des droits dont la remuneration 
pent etre exoneree en vertu du nouvel article est largement reprise de celle figurant ci 
I’article 98, numero 3 L.I.R. (revenus de location) et de la definition proposee par la 
convention modele de VOCDE » (doc. pari. 5801, commentaire des articles, p. 23). 

Or, 1’ article 98 (1) n° 3 LIR enumere certes les droits de proprittt intellectuelle du 
chef desquels les paiements pour la mise a disposition temporaire sont a qualifier de 
redevances, mais ne fournit aucune dtfinition propre et ne comporte pas de renvoi a cet 
tgard. Dans la mesure ou l’article 98 (1) n° 3 LIR est inspire de Particle 12, paragraphe 2, du 
Modele de convention de l’OCDE qui est generalement interprets en ce sens que les droits 
sont essentiellement ceux reconnus par les ltgislations ou dispositions de droit international 
prevoyant ces droits (voir en ce sens Modele de convention OCDE, art. 12, commentaire n° 
8 : « remunerations payees pour Vusage ou la concession de Vusage d’un droit qui est 
mentionne, que ce droit ait fait ou non l ’objet ou soit susceptible ou non de faire I ’objet d ’un 
depot ou d’une inscription publique » ; aussi Klaus VOGEL : DBA-Kommentar, ad art. 12, 
Anm. 53 : « Urheberrechte sind solche aufgrund gesetzlicher Vorschrift oder nach Common 
Law »), il y a lieu de conclure que les droits de propriete intellectuelle couverts par l’article 
98 (1) n° 3 LIR et partant egalement par l’article 50 bis (1) LIR, dans la mesure ou ils sont 
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repris par cette disposition, sont ceux tels que definis et regis par les legislations nationales 
ou dispositions du droit de l’Union europeenne ou du droit international afferentes. 

En matiere de droit des marques, il y a partant lieu de se referer a la Convention 
Benelux qui pose dans son article 2.2 le principe de base que « le droit exclusif a la marque 
s’acquiert par Venregistrement de la marque, dont le depot a ete effectue en territoire 
Benelux (depot Benelux) ou resultant d’un enregistrement aupres du Bureau international 
( depot international ) » et a ainsi adopte la regie du « « premier depot » attributif» (Antoine 
Braun & Emmanuel Cornu : Precis des Marques, 5 e edit., p. 115). 

La Convention Benelux prevoit egalement dans son article 2.4 des restrictions a ce 
principe de 1’ acquisition du droit exclusif a la marque par 1’ enregistrement du depot de la 
marque, dont deux exceptions, invoquees par le delegue du gouvernement, visent des 
situations sans depot prealable de la marque sur le territoire concerne. 

La premiere exception, non pertinente en l’espece, se trouve inscrite a l’art. 2.4, point 
e) de la Convention Benelux et decoule de 1’ article 6 bis de la Convention de Paris pour la 
protection de la propriete industrielle du 20 mars 1883. Elle tend a proteger une marque 
deposee dans un des pays parties a cette Convention de Paris, mais qui n’est pas protegee 
dans un autre de ces pays tout en y etant notoirement connue, son existence faisant obstacle a 
la naissance du droit a une marque susceptible d’y creer une confusion avec la marque 
notoirement connue. 

La seconde exception inscrite a Particle 2.4, point f) de la Convention Benelux vise 
« 1’ enregistrement dune marque dont le depot a ete effectue de mauvaise foi » et se trouve 
presentee par le delegue du gouvernement comme fondement de la constitution d’une 
marque dont un usage a ete fait de longue date. Or, pour que cette exception puisse etre 
invoquee par un usager anterieur de la marque non deposee, il faut la verification de 
l’existence d’une bonne foi dans le chef de l’usager anterieur de la marque et de la mauvaise 
foi dans celui du deposant de la marque, les deux exemples enonces a Particle 2.4, point f) 
rattachant la mauvaise foi a la connaissance ou a Pignorance inexcusable de l’usage 
anterieur de bonne foi par Pusager. En outre, le premier usager anterieur de bonne foi de la 
marque devra effectuer le depot de sa marque et la faire enregistrer au plus tard en cours 
d’ instance en vue de faire connaitre ses droits et il doit introduire son action tendant a la 
nullite de P enregistrement de la marque deposee et a la reconnaissance de la validite de son 
propre depot dans le delai de cinq ans de la date de P enregistrement de la marque qu’il 
entend faire annuler. Par voie de consequence, si Particle 2.4, point f) de la Convention 
Benelux se presente dans une certaine mesure comme exception au principe enonce par 
Particle 2.2 susvise, comme le delegue du gouvernement le souligne en se referant a un 
ouvrage de doctrine, le meme ouvrage de reference conclut cependant clairement plus loin 
que « I ’usage de la marque, a lui seul, ne fait jamais acquerir de droit exclusif mais, apres 
depot, pourra en cas de premier usage normal de bonne foi, permettre d ’annuler un premier 
depot de mauvaise foi » (Antoine Braun & Emmanuel Cornu : Precis des Marques, 5 e 
edit., p. 278), etant ajoute que cet usage ne cree done pas un droit opposable erga omnes, 
mais seulement un droit d’action contre un cercle limite de personnes auxquelles une 
mauvaise foi peut etre imputee. Cette analyse se trouve egalement confirmee par Particle 
2.19 de la Convention Benelux qui prevoit qu’a l’exception du titulaire d’une marque 
notoirement connue, nul ne peut revendiquer en justice un signe considere comme marque 
s’il ne peut faire valoir P enregistrement de la marque qu’il a deposee. 

Or, dans la mesure ou Particle 50b is (4) pose clairement le critere de la constitution 
du droit, ou Particle 2.2 de la Convention Benelux pose la regie de l’acquisition du droit 
exclusif a la marque par P enregistrement de la marque anterieurement deposee et ou Particle 
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2.4, point f) de la meme Convention ne confere pas un droit exclusif erga omnes decoulant 
du seul usage de la marque, il faut partant cone lure qu’en matiere de droit des marques, la 
date de la constitution du droit au sens de 1’ article 50 bis (4) LIR correspond a la date du 
depot de la marque a laquelle l’enregistrement retroagit. 

Cette interpretation ne saurait pas etre qualifiee comrne etant contraire a l’intention 
du legislateur, etant donne, comme les premiers juges l’ont releve a juste titre, que les 
auteurs de la loi du 21 decembre 2007 ont justifie la mesure par le fait que « I’effet escompte 
de la mesure fiscale proposee est d’accroitre la visibility du Luxembourg en tant que centre 
de competence en matiere de propriete intellectuelle. II s ’agit en l ’occurrence de renforcer 
I’eventail de dispositifs existants en la matiere en vue de stimuler les activites de recherche 
et de developpement, ainsi que les activites innovantes au Luxembourg, et d ’inciter les 
entreprises d acquerir de la propriete intellectuelle afin de valoriser leurs activites. Cette 
mesure s ’inscrit ainsi dans le contexte d ’une strategie coherente et concertee visant a creer 
a terme une chaine de valeur pour 1’ ensemble des activites liees a la propriete intellectuelle: 
creation, protection et exploitation. (...)». De concert avec le tribunal, il y a partant lieu de 
conclure que l’objectif du legislateur etait entre autres precisement celui de motiver les 
contribuables a proteger le resultat de leurs recherches et activites et a formaliser leur droit 
en procedant a l’enregistrement de la marque de leur produit, de maniere que par le biais de 
Particle 50 bis LIR, le legislateur a necessairement vise tant les contribuables ayant cree une 
marque apres le 31 decembre 2007 et ayant procede de suite a son enregistrement que ceux 
ayant commercialise depuis longue date leurs produits sous une marque, mais n’ ayant 
procede a son enregistrement que posterieurement au 31 decembre 2007. 

Il s’ensuit que ce premier moyen d’appel laisse d’etre justifie et doit etre ecarte. 

En ordre subsidiaire, le delegue du gouvernement se prevaut du § 6 StAnpG pour 
soutenir qu’il ne faudrait en l’espece pas tenir compte des formalites juridiques 
d’ enregistrement de la marque ... et de la conclusion presque simultanee d’une convention de 
licence stipulant une redevance exorbitante en pretendue contrepartie de l’usage de la 
nouvelle marque, l’ensemble de ces operations ayant ete motive par l’unique souci de 
generer artificiellement l’application d’une exoneration fiscale qui ne serait point censee 
trouver application a un cas de figure tel celui de l’espece. 

Il invoque comme premier indice en ce sens le fait que la ... a depose la marque en 
cause a l’office Benelux de la propriete intellectuelle le 5 fevrier 2008, qu’elle a obtenu son 
enregistrement le 12 mai 2008 et qu’elle a conclu endeans les trois jours, soit le 15 mai 2008, 
avec la societe soeur ... un contrat de licence aux termes duquel la societe beige a ete prete a 
payer a la ...des redevances a hauteur de 1,5% de son chiffre d’affaires avec un minimum de 
...- € par an et elle s’est meme engagee a payer dans l’immediat a la ..., a titre de droit 
d’entree pour la negociation et le transfert de l’ensemble des elements et informations 
relatifs aux marques concedees, la somme de ...- € dans un delai de deux mois. L’execution 
de ce contrat de licence a done emporte dans le chef de la ...la perception en tant que 
redevances du montant de ...- € au titre de l’annee 2008 et du montant de ...- € au titre de 
l’annee 2009. Cette constellation factuelle demontrerait clairement que les formalites de 
depot et d’enregistrement de la marque ... et la conclusion du contrat de licence auraient ete 
accomplies dans le seul but de transformer une partie des revenus commerciaux realises par 
l’intimee dans le cadre des transactions ordinaires avec une autre societe du meme groupe en 
des revenus de redevances afin de pouvoir pretendre a l’exoneration de l’article 50 bis LIR. 

Le delegue du gouvernement rappelle que la ... , creee en l’annee 1994, aurait pour 
objet le commerce de produits et sous-produits industriels bruts, semi-finis ou finis, ainsi que 
de produits chimiques et qu’elle aurait ainsi pour activite d’ appro visionner ses clients en 
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metaux communs et en leurs alliages qu’elle acquerrait aupres de certains fournisseurs, son 
activite ne s’etendant cependant pas a la production de ces metaux ou alliages. Par contre, la 
societe beige ... aurait ete creee en l’annee 1989 et aurait pour activite la production 
notamment d’alliages de zinc. 

En ce qui concerne les droits de marque cedes, le delegue du gouvemement insiste 
aussi sur le fait que le contrat de licence stipulerait que les redevances y fixees seraient 
censees remunerer le droit d’utilisation de deux marques, a savoir outre la marque ... 
egalement la marque «... », lesquelles auraient ete deposees ensemble le meme jour par la 
...et enregistrees egalement a une meme date. Le representant etatique estime que cette 
cession du droit d’utilisation de deux marques serait egalement contraire a la realite 
economique en ce qui concerne la marque ...dans la mesure ou il paraitrait que la ... aurait 
commercialise ses produits dans le passe sous cette marque depuis une longue date et qu’elle 
en aurait done fait un usage effectif, en sorte que la qualification de la ...comme titulaire de 
cette marque ...serait egalement contestable sous un aspect economique de meme que d’un 
point de vue juridique dans la mesure ou il appert comme etrange que la ... soit disposee a 
remunerer l’usage d’une marque dont elle aurait systematiquement fait usage dans le passe. 

Le delegue du gouvemement releve aussi que l’intimee n’aurait foumi une 
quelconque explication concluante en ce qui concerne la determination de la redevance de 
1,5% du chiffre d’affaires, avec un minimum de ...- € par an, a payer par la ... en contrepartie 
de l’usage de la nouvelle marque ..., pour soutenir que le niveau de cette remuneration serait 
exorbitant et sans rapport avec la valeur propre et inherent e a cette marque ... nouvellement 
constitute et partant contraire a toute realite economique. D’apres le delegue du 
gouvemement, il faudrait en plus se poser la question quel aurait ete l’avantage economique, 
sinon financier specifique pour la ... de l’usage des deux marques visees dans le contrat de 
licence au vu du niveau des redevances exorbitantes fixees dans ledit contrat de licence. En 
realite, la ..., societe de production, aurait accepte en realite de payer en mai 2008 de facon 
immediate a sa societe soeur une quote-part fixe de charges en fonction de son chiffre 
d’affaires sans obtenir ou pouvoir s’attendre a une contrepartie reelle rattachable a la 
marque, abstraction meme faite des couts supplementaires pour elle afin d’apposer a l’avenir 
le logo ... sur les alliages par elle produits. Le delegue du gouvemement en deduit que 
l’arrangement conclu en l’espece par les societes ... et ... serait contraire, de par sa formation 
et son contenu, aux usages entre tiers independants. Le delegue du gouvemement estime 
qu’un tiers sur le libre marche n’aurait pas consenti a payer un tel prix pour le droit a une 
marque venant d’etre enregistree depuis 3 jours dans la mesure ou sa valeur propre serait 
necessairement inferieure. Il se refere a cet egard egalement aux principes de l’OCDE en 
matiere de prix de transfert entre entreprises associees qui insisteraient egalement sur la 
necessite de determiner l’avantage pouvant raisonnablement etre attendu par le cessionnaire 
d’une licence d’exploitation au vu de la notoriete variable de la marque concedee et de la 
necessite d’investissement a faire en vue de l’utilisation de la marque. Or, en l’espece, les 
redevances exorbitantes fixees depasseraient largement le prix qu’un tiers aurait ete dispose 
a payer pour 1’ acquisition du droit d’utiliser la marque ... et le contrat de licence en cause ne 
pouvait partant procurer une quelconque rentabilite ou profitabilite specifiquement 
rattachable a l’usage de cette marque. 

En outre, le delegue du gouvemement insiste sur la circonstance que les produits 
fabriques par la ... se definiraient par des criteres objectifs, a savoir la commande d’un 
produit sur mesure dont le prix serait celui du marche, et que la marque ... ne jouerait partant 
pas de role lors de la decision d’ achat du client. Le delegue du gouvemement fait encore etat 
de 1’evolution de la marge brute de la ... entre les annees 2005 et 2011 sur base de ses 
declarations d’impot, les chiffres afferents demontrant qu’il n’y aurait pas eu d’ augmentation 
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de la marche beneficiaire suite a 1’ introduction de la marque mais plutot une diminution 
correspondante des prix de vente des produits de la tout comine il n’y aurait pas eu 
d’ augmentation significative du chiffre d’affaires suite a l’introduction de la marque ... sur le 
marche, le commerce de produits metallurgiques etant conjoncturel. 

Le delegue du gouvernement insiste egalement sur le fait que l’intimee serait en aveu 
que la ... lui vendrait 1’ integrality de sa production de lingots de zinc munis de la marque ... 
sans commercialiser ces lingots aupres de clients tiers, cette commercialisation etant assuree 
exclusivement par l’intimee. Le representant etatique en deduit que la ... n’aurait fait aucun 
usage reel des marques pour lesquelles elle se serait fait conceder le droit de licence et que 
les redevances payees ne seraient pas la contrepartie d’un usage reel des deux marques en 
cause. En outre, la ... retirerait aucun profit de cette concession des deux marques en cause 
en l’absence d’une commercialisation propre, mais serait quand meme disposee a payer des 
redevances exorbitantes, ce qui demontrerait encore la contrariete a toute realite economique 
de cette structuration. 

Finalement, le delegue du gouvernement insiste sur le fait que la ...aurait 
apparemment conclu un tel contrat de licence uniquement avec la ..., partant une societe liee, 
et qu’elle realiserait une partie essentielle de son chiffre d’affaires avec d’autres societes du 
meme groupe sans application de redevances. Ainsi, en l’annee 2008, le montant de ...- € de 
redevances correspondrait a un chiffre d’affaires de ... de l’ordre de ... millions d’euros et en 
admettant une quote-part attribuable a l’achat de matieres premieres par ... de l’ordre de ... 
millions d’euros pour realiser ses chiffres d’affaires, l’on arriverait a 20% des ventes a ..., ce 
qui demontrerait que des tiers independants ne seraient pas disposes a payer de telles 
sornmes a titre de redevances pour une telle marque et denoterait partant la contrariete a la 
realite du marche de la construction juridique choisie. A partir de 1’ ensemble de ces 
elements, le delegue du gouvernement conclut qu’il y a eu utilisation en l’espece de fonnes 
et institutions du droit prive en ce qu’on serait en presence de fonnalites juridiques de depot 
et d’enregistrement d’une marque suivies d’un contrat de licence entre la ...et sa societe soeur 
... portant fixation de redevances significatives en contrepartie de l’usage de deux marques 
enregistrees. En outre, le seul but de ses fonnalites et de l’anangement contractuel choisi 
aurait ete de transformer une partie significative des benefices commerciaux pleinement 
imposables de la ...en des revenus de redevances se rattachant a une pretendue nouvelle 
marque afin d’aboutir par ce biais a une economic d’impot considerable. 

L’intimee retorque que le depot d’une marque afin de beneficier du droit de 
monopole et de la protection juridique liee a la marque constituerait un motif extra-fiscal 
indeniable qui exclurait l’application du concept de l’abus de droit prevu par le § 6 StAnpG. 
En outre, l’article 50 bis LIR representerait une mesure incitatrice consistant a imposer moins 
lourdement certains revenus strictement delimites, de maniere que le contribuable qui 
renterait dans les previsions de cette disposition avec certains de ses revenus n’essaierait pas 
de se soustraire a une mesure fiscale onereuse, mais essaierait plutot de profiter d’une 
disposition de faveur. L’intimee considere que le § 6 StAnpG ne saurait etre applique dans 
un tel cas de figure. L’intimee ajoute la consideration, en ce qui concerne les motifs fiscaux a 
la base de la solution choisie, que la mesure d’une exoneration partielle en faveur de certains 
revenus serait une mesure d’ incitation fiscale et animerait precisement le contribuable afin 
de poursuivre la voie moins imposee plutot que la voie plus imposee et que, si le 
contribuable etait totalement insensible a ces incitations fiscales, de tels regimes de faveur 
n’auraient aucun succes. II paraitrait dans ce cas de figure aberrant que le legislateur 
introduise des mesures fiscales d’ incitation et que 1’ administration reproche ensuite au 
contribuable d’avoir motive les operations par lui effectuees par des considerations fiscales. 
Finalement, l’intimee ajoute la consideration que la marque s’analyserait en un bien de 
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commercialisation qui serait une pratique courante dans le commerce international et que les 
termes et conditions de ces licences d’ exploitation de marques varieraient extremement, de 
maniere que rien ne limiterait l’octroi de licences a la seule commercialisation du produit et 
que les contraintes de licence intra-groupes seraient courantes. 

En premier lieu, la Cour est amenee a constater que le contrat de licence du 15 mai 
2008 stipule qu’il porte sur les deux marques ... et ...et que la ...accorde a la ... le droit 
exclusif d’utiliser et d’exploiter les marques ci-avant indiquees, que la ... s’engage a exercer 
les droits conferes par la convention et que ses droits comprennent notamment celui 
d’apposer la marque ... sur les produits crees, fabriques et commercialises par la ... , celui 
d’utiliser les signes et logos constituant ces marques, celui de signaler dans tous les ecrits 
l’appartenance au groupe ... et celui de modifier la denomination sociale de la ... vers ce nom 
precisement. En contrepartie, la ... s’est engagee a respecter et reconnaitre les droits de 
propriete intellectuels de la ...sur les deux marques et a ne pas tenter de deposer comme 
marque, dessin ou modele ou tout autre droit de propriete intellectuelle un signe comprenant 
lesdites marques ou un signe similaire et pouvant emporter un risque de conflit. En 
contrepartie de la concession de ces droits, la ... s’est engagee au paiement des redevances 
precitees incriminees et exposees par le delegue du gouvernement. 

D’un autre cote, il se degage des elements en cause, tels que notamment exposes et 
confirmes par la ..., que celle-ci a procede elle-meme et seule a la commercialisation de tous 
les lingots de zinc produits sous le couvert de la marque .... Ainsi, c’est la ...qui, en tant que 
societe chargee de la commercialisation des produits du groupe, a achete sur le marche les 
matieres premieres necessaires a la fabrication des lingots de zinc pour les vendre ensuite a 
la ... qui a procede a la production des lingots et a l’apposition sur ces derniers du sigle de la 
marque .... Par contre, la ... n’a, d’apres les elements fournis en cause, pas assure elle-meme 
la commercialisation des lingots produits sur le marche a destination de clients tiers, mais a 
revendu l’integralite de sa production a la ... qui, elle, a assure la commercialisation aux 
clients tiers et intra-groupe. 

II en decoule que, si la ... a obtenu, a travers le contrat de licence du 15 mai 2008, le 
droit de fabriquer et de commercialiser ses produits sous le couvert de la marque ... et si elle 
s’est engagee a exercer les droits lui conferes par ledit contrat, elle s’est limitee a apposer le 
sigle ... sur les lingots sans effectuer d’autres operations commerciales en usant de cette 
marque, a part de les revendre au cedant de sa licence. Or, la substance d’un contrat de 
licence d’ exploitation, voire de licence d’usage d’une marque de produits consiste dans 
l’utilisation de la marque par le concessionnaire sur le marche a ses propres fins pour la 
commercialisation sur le marche des produits couverts par la marque (cf. Antoine Braun & 
Emmanuel Cornu : Precis des Marques, 5 e edit., p. 359). II faut partant conclure que la ... 
n’a pas fait un usage effectif de la licence lui conferee a travers le contrat du 15 mai 2008 et 
que les redevances convenues et payees par la ... a la ...ne sont pas la contrepartie effective 
pour une utilisation de la licence lui conferee. 

Or, si en regie generale, le concedant d’une licence d’ exploitation ou d’usage d’une 
marque peut percevoir les redevances convenues en contrepartie de la licence de la part du 
concessionnaire sans que l’usage effectif ou non des droits conferes par la licence par celui - 
ci ait une influence sur la qualification des redevances, il n’en reste pas moins que l’article 
50 bis LIR constitue une mesure de faveur au benefice de certains revenus specifiquement 
delimites en fonction de la finalite lui assignee par le legislateur et qu’en disposant que sont 
vises « les revenus pergus d titre de remuneration pour l ’usage ou la concession de l ’usage 
... d’une marque de fabrique ou de commerce », l’article 50 bis (1) LIR doit etre interprets 
en ce sens que rentrent dans son champ d’ application seulement les redevances qui 
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constituent effectivement, suivant une realite economique verifiee, la contrepartie pour une 
exploitation ou un usage effectifs, par le concessionnaire, d’une marque deposee et 
enregistree. En effet, dans la mesure ou 1’ article 50 bis LIR consacre une exemption partielle, 
seuls peuvent beneficier de cette disposition les revenus nets qui repondent a la finalite du 
legislateur d’une « strategie coherente et concertee visant a creer a terme une chaine de 
valeur pour l ’ensemble des activites iiees a la propriete intellectuelle: creation, protection et 
exploitation » (doc. pari. 5801, expose des motifs, p. 20) et qui sont le produit d’une 
exploitation effective des droits de propriete intellectuelle vises. 

Au vu des elements ci-avant indiques, force est a la Cour de conclure que les 
rede vances litigieuses en l’espece ne repondent pas a cette exigence posee par 1’ article 50/?/.v 
(1) LIR, de maniere que c’est a bon droit que le bureau d’imposition avait refuse de leur 
appliquer l’exemption partielle prevue par cette disposition. 

II s’ensuit que l’appel etatique est justifie et que le jugement entrepris encourt la 
reformation en ce sens que le recours en reformation de la ...dirige contre les bulletins de 
l’impot sur le revenu des collectivites et les bulletins de l’impot commercial communal des 
annees 2008 et 2009 emis a son egard le l ei juin 2011 est a rejeter comme n’etant pas fonde. 


PAR CES MOTIFS 

la Cour administrative, statuant a l’egard de toutes les parties en cause, 

rcgoit l’appel du 31 juillet 2013 en la forme, 

au fond, le declare justifie, 

partant, par reformation du jugement entrepris, rejette le recours en reformation de la 
societe ... dirige contre les bulletins de l’impot sur le revenu des collectivites et les bulletins 
de l’impot commercial communal des annees 2008 et 2009 emis a son egard le l er juin 2011 
comme n’etant pas fonde et en deboute la societe ..., 

condamne la societe ... aux depens des deux instances. 

Ainsi delibere et juge par : 

Francis Delaporte, vice-president, 

Serge Schroeder, premier conseiller, 

Lynn Spielmann, conseiller, 

et lu a l’audience publique du 30 juillet 2014 au local ordinaire des audiences de la 
Cour par le vice-president, en presence du greffier du tribunal administratif Goreti Pinto, 
greffier assume. 


s. Goreti PINTO 


s. Francis DELAPORTE 


Reproduction certifiee confonne a 1’ original 
Luxembourg, le 30 juillet 2014 
Le greffier du tribunal administratif 
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